Sygn. akt XXI1 GWo 72/20
POSTANOWIENIE
Dnia 17 listopada 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wtasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:
Przewodniczacy - sedzia Marian Kociotek
po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z wniosku N. sp. z 0.0. w Lesznowoli
z udziatem S. sp. z 0.0. w Piastowie
o udzielenie zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania
postanawia:

oddali¢ wniosek.

Sygn. akt XXI1 GWo 72/20
Uzasadnienie

N. sp. z 0.0. w Lesznowoli pismem z 12 pazdziernika 2020 r. (data nadania pisma

w placowce pocztowej), uzupelnionym pismem z 6 listopada 2020 r., skierowanym przeciwko

S. sp. z 0.0. w Piastowie wniosta o zabezpieczenie nastepujacych roszczen:

1. zobowigzania przez Sad Obowigzanej do zaniechania wytwarzania, uzywania,
reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, oferowania, w tym za posrednictwem
Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach wszystkich produktow z serii
Laktofem, innych postaci tych produktéw i innych produktéw nasladujacych formute
Lactanell chroniong patentem nr 229569 pt.: ,,Kompozycja na bazie ekstraktu ze stodu
jeczmiennego 1 jej zastosowanie”, w tym ze zmianami 1 ktore sa ekwiwalentami ww.
wynalazku;

2. zobowigzania przez Sad Obowigzanej do zaniechania wytwarzania, reklamowania,
W tym za posrednictwem Internetu, oferowania, w tym za posrednictwem Internetu,
wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji: hurtowej, do aptek,
dystrybucji za posrednictwem Internetu oraz innych), wszystkich produktéw z serii
Laktofem oraz innych produktéw nasladujacych, posta¢ zewnetrzng lub nasladujacych
forme, ksztalt, proporcje, kolorystyke produktow Uprawnionej, w tym Femaltiker,
Femaltiker Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak czekoladowy;



3. wycofania przez Obowigzang z obrotu ze wszystkich rynkéw wszystkich produktow
z serii Laktofem, innych postaci tych produktéw oraz innych produktéw nasladujacych
formul¢ Lactanell chroniong patentem nr 229569,poinformowanie bezposrednich
odbiorcow ww. produktow od Obowigzanej o wycofaniu z obrotu tych produktow
i przyjecie od nich zwrotow tych produktow, zabezpieczenie dokonanych zwrotow ww
produktow, zniszczenie na koszt Obowigzanej posiadanego zapasu ww. produktow,
zwroconych produktoéw i ich opakowan.

poprzez wydanie przez tut. Sad postanowienia (o zaniechanie oraz o wycofanie i zajecie

ruchomosci) wzgledem Obowiazanej o udzieleniu zabezpieczenia wyzej wskazanych

roszczen przed wszczeciem postepowania a do czasu jego prawomocnego zakonczenia,
do:

1. czasowego (do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania) zaniechania
wytwarzania, reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, oferowania, w tym za
posrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji
hurtowej, do aptek, dystrybucji za posrednictwem Internetu oraz innych) , wszystkich
produktéw z serii Laktofem,innych postaci tych produktéw oraz innych produktéw
nasladujacych formule Lactanell chroniong patentem nr 229569 pt.: ,,Kompozycja na bazie
ekstraktu ze stodu jeczmiennego i jej zastosowanie”, w tym ze zmianami i ktore sg
ekwiwalentami ww. wynalazku;

2. czasowego (do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania) zaniechania
wytwarzania, reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, oferowania, w tym za
posrednictwem Internetu, wprowadzania do obrotu na wszystkich rynkach (dystrybucji:
hurtowej, do aptek, dystrybucji za posrednictwem Internetu oraz innych), wszystkich
produktéw z serii Laktofem oraz innych produktéw nasladujacych postaé zewnetrzna lub
nasladujacych forme, ksztalt, proporcje, kolorystyke produktow Uprawnionej, W tym
Femaltiker, Femaltiker Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak
czekoladowy;

3. czasowego (do czasu prawomocnego zakoficzenia postgpowania) wycofania przez
Obowigzang z obrotu, w szczegélnosci z aptek, hurtowni w tym internetowych,
wszystkich produktow =z serii Laktofem oraz innych postaci tych produktow
nasladujacych formule Lactanell chroniong patentem nr 229569 pt.: ,, Kompozycja na
bazie ekstraktu ze stodu jgczmiennego lub nasladujacych, postaé zewnetrzng, forme,
ksztalt, proporcje, kolorystyke produktow Uprawnionej, w tym Femaltiker, Femaltiker

Choco, Femaltiker plus smak karmelowy i Femaltiker plus smak czekoladowy,
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poinformowanie bezposrednich odbiorcéw ww. produktéow od Obowigzanej 0 wycofaniu
z obrotu tych produktéow i przyjecie od nich zwrotéw tych produktéw, zabezpieczenie
dokonanych zwrotéw ww. produktéw, oraz zabezpieczenie posiadanego zapasu ww.
produktéw 1 ich opakowan, na koszt Obowigzanej, poprzez zajecie ww. ruchomosci -
transport 1 umieszczenie wszystkich produktow z serii Laktofem oraz innych postaci tych
produktéw w magazynie Obowigzanej lub na jej koszt.

(pismo z 12 pazdziernika 2020 r. — k. 5-23, pismo z 6 listopada 2020 r. — k. k. 138-156)

Sad ustalil, ze:

N. .sp. z 0.0. w Lesznowoli dostarcza nowoczesnych, niestandardowych rozwigzan w
zakresie receptur nowych produktow i catosciowych koncepcji dla sektora farmaceutycznego.
Uprawniona oferuje produkty o potwierdzonej skutecznosci dziatania, opracowywane w
oparciu o nowatorskie receptury i technologie. (dowodd: odpis z KRS — k. 26-33, nagrody i
podzickowania — k. 34-37, certyfikat — k. 48)

Decyzja Urzedu Patentowego RP z 18 grudnia 2017 r. uprawniona uzyskata wytaczne
prawo z patentu na wynalazek pt. Kompozycja na bazie ekstraktu ze stodu jeczmiennego i jej
zastosowanie (PL 229569) zgloszony 20 wrzesnia 2013 r., o czym opublikowano 30 marca
2015 r. Publikacja ogloszenia o udzieleniu patentu miata miejsce w Wiadomosciach Urzedu
Patentowego 31 lipca 2018 r. Zastrzezenia patentowe obejmuja: zastrzezenia patentowe 1.
Kompozycja zawierajaca ekstrakt stodu jeczmiennego, znamienna tym, ze kompozycja jest
przeznaczona dla kobiet oraz zawiera od 4500 do 5000 mg ekstraktu stodu jeczmiennego,
dodatkowo B-glukan w ilosci od 200 do 500 mg oraz od 60 do 100 mg ekstraktu z liScia
melisy lekarskiej. 2.Kompozycja wedlug zastrz. 1,znamienna tym, ze jest w postaci proszku.
3.Kompozycja wedlug zastrz. 2,znamienna tym, ze proszek jest rozpuszczalny w mieku.
4. Kompozycja wedlug zastrz. 2,znamienna tym, ze proszek jest rozpuszczalny w wodzie.
5. Kompozycja wedtug zastrz. 1,znamienna tym, ze zawiera substancje dodatkowe takie jak
aromat karmelowy i sacharoz¢. 6. Kompozycja wedlug zastrz. 1,znamienna tym, ze zawiera
inne niskoczasteczkowe polisacharydy mogace dziata¢ pro laktacyjnie. 7.Kompozycja wedlug
zastrz. 6, znamienna tym, ze polisacharyd stanowi maltrioza. 8. Kompozycja wedtug zastrz. 6,
znamienna tym, ze polisacharyd stanowi maltoza. 9.Kompozycja wedlug zastrz. 1,znamienna
tym, ze B-glukan pochodzi z jeczmienia zwyczajnego. 10.Kompozycja okreslona zastrz. od 1
do 9 do zastosowania do wspomagania laktacji u kobiet. (dowdd: opis patentu — k. 38-41,

zastrzezenia patentowe — K. 42-47)



N. posiada chroniony stowny znak towarowy ,,Nutropharma” (w klasach klasyfikacji
nicejskiej 5, 35, 39) nr 210772 oraz ,Femaltiker” nr 014764229 (w klasie 5 klasyfikacji
nicejskiej). (Swiadectwo ochronne — K. 49-51 k. 265-268, decyzja o przedtuzeniu prawa
ochronnego — k. 192-193)

S. sp. z 0.0. w Piastowie prowadzi konkurencyjng wobec uprawnionej dziatalno$é¢
gospodarcza, w zakresie przetworstwa ziot oraz wytwarzania z nich preparatow spozywczych,
leczniczych i kosmetycznych. Obowigzana oferuje 1 wprowadza do obrotu produkt pod nazwa
handlowg ,,Lactofem”. Jest to zywno$¢ specjalnego przeznaczenia medycznego, wspierajacy

proces laktacji. (wydruk z strony GIS —k. 9)

Sad zwazyl, co nast¢puje:

whniosek o udzielenie zabezpieczenia jest nieuzasadniony.

Stosownie do przepisu art. 730 § 1 k.p.c. w kazdej sprawie cywilnej, podlegajacej

rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny mozna zada¢ udzielenia zabezpieczenia. Stosownie

natomiast do przepisu art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zadac¢ kazda strona

lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny
w udzieleniu zabezpieczeniu. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy
brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie celu

postepowania w sprawie (art. 730" § 2 k.p.c.).

Jak wskazano wyzej ustawodawca wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia
przez wnioskodawce, a nie jego udowodnienia. Uprawdopodobnienie zaktada natomiast
W zasadzie samg mozliwo$¢ istnienia pewnych procesowo istotnych okolicznosci i1 nie
wymaga zgodnosci stwierdzen z prawda obiektywna. Uprawdopodobnienie nie moze jednak
opiera¢ si¢ na samych twierdzeniach strony. Musi si¢ ono opiera¢ na materiale pozwalajacym
zaja¢ takie stanowisko. Oceny prawdopodobienstwa istnienia roszczenia Sad dokonuje
z reguly jedynie w oparciu o twierdzenia uprawnionego oraz dostarczony przez niego materiat
dowodowy. Istota postepowania zabezpieczajacego jest to, ze Sad dokonuje jedynie wstepnej

analizy dostarczonego przez wnioskodawce materiatu dowodowego. Mozliwos¢ dojscia,


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

W wyniku petlnego postgpowania, do wniosku o niezasadnosci roszczenia, jest natomiast

oczywistym zatozeniem tej instytucji.

W ocenie Sadu uprawniona na obecnym etapie postgpowania, w §wietle dotagczonego

do wniosku materiatu dowodowego, nie uprawdopodobnita zasadno$¢ swoich roszczen.

Odnoszac si¢ w pierwszej kolejnosci do naruszenia prawa do patentu, to niewatpliwie
uprawnionej przystuguje prawo z patentu na wynalazek pt. Kompozycja na bazie ekstraktu ze
stodu jeczmiennego i jej zastosowanie (PL 229569). Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 p.w.p. przez
uzyskanie patentu nabywa si¢ prawo wylacznego korzystania z wynalazku w sposob
zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z kolei zakres
przedmiotowy patentu okreslajg zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis

wynalazku 1 rysunki mogg stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych.

Przy wlasciwym zidentyfikowaniu cech rozwigzania wynalazku przesadzajace sg
zatem zastrzezenia patentowe, ktore okreslajg elementy rozwigzania stanowigce nieoczywisty
wktad do znanego stanu techniki. Waska interpretacja zastrzezen patentowych nakazuje brac¢
pod uwage jedynie to, co expressis verbis zostalo w nich wyrazone. Niedopuszczalna jest,
bowiem rozszerzajaca interpretacja zastrzezen patentowych z uwagi na swobode dziatalnosci
gospodarczej 1 wynikajace z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego
korzystania z chronionego rozwigzania technicznego (wyrok NSA z 9 stycznia 2011 r. sygn.
akt 11 GSK 667/10, Lex).

Dokonujac pordéwnania patentu z produktem obowigzanej nalezy wskazaé, ze na
pierwszy rzut oka wystepuje istotna roéznica w zakresie patentu oraz produktu obowigzane;j,
a mianowicie w zakresie ekstraktu stodu jeczmiennego. W tresci zastrzezenia patentowego nr
1 wskazano, ze kompozycja zawiera od 4500 do 5000 mg ekstraktu stodu jeczmiennego,

z kolei produkt obowigzanej zawiera jedynie 2000 mg ekstraktu ze stodu jeczmiennego.

Ta okoliczno$¢, zdaniem tut. Sadu, wyklucza mozliwo$¢ naruszenia patentu przez
obowigzang. Skoro uprawniona zastrzeglta, ze dla patentu znaczenia ma ekstrakt sodu
jeczmiennego w ilosci 4500-5000 mg, to z calg pewnoscig ekstrakt ten w ilosci o potowe

nizszej prowadzitby do wystapienia niebagatelnej roznicy.



Nie zmienia tego twierdzenie uprawnionej, ze jest to ,techniczny mechanizm
rozdzielenia identycznej porcji na dwie saszetki”. Uprawniona wskazuje bowiem, ze na
opakowaniu Laktofem wskazana jest zalecana dawka do dwoch saszetek na dobe, co zatem
odpowiada porcji zalecanej przez uprawniong. Niemniej zalozenie to nie jest bledne. Jesli
bowiem przyja¢, ze produkt obowigzanej odpowiada patentowi uprawnionej przy
zastosowaniu podwdjnej dawki, to wowczas oprocz ilosci ekstraktu ze stodu jeczmiennego,
nastgpilaby zmiana ilo$ciowa w zakresie dwoch pozostatych sktadnikow, tj. ekstraktu
Z jeczmienia (betaglukagen) do 572 mg i ekstraktu z melisy lekarskiej do 160 mg. Co zatem

powyzsze ilosci rowniez nie odpowiadatyby zastrzezeniu patentowemu.

Po drugie, odnoszac si¢ do naruszenia znaku towarowego uprawnionej, tj.
,~Femaltiker”, to uprawniona nie przedstawita Zadnych twierdzen ani argumentow, ktore
pozwalalby Sadowi na chociaz pobiezng analize tego naruszenia. Strona nie moze oczekiwac,
ze w treSci wniosku o zabezpieczenie, czy tez pozwu, wskaze, ze przystuguje jej prawo do
znaku towarowego, aSad wzwigzku z tym ma dokona¢ samodzielnie analizy tak
zgloszonego roszczenia. To na uprawnione, jako wnoszacej o zabezpieczenie, cigzy
obowigzek uprawdopodobnienia, ze obowigzana przez swoje dziatanie naruszyla prawo do
znaku towarowego ,,Femaltiker”. Uprawniona niemniej z obowigzku tego si¢ nie wywigzala,
gdyz nie przedstawita zadnych zachowan ze strony obowigzanej, ktore moglyby naruszac jej

prawo do znaku towarowego.

Po trzecie odnosnie do naruszenia praw autorskich, to po pierwsze uprawniona nie
wskazata bynajmniej, aby zamierzata w pozwie dochodzi¢ wobec obowigzanej roszczen
wynikajacych z ustawy prawo autorskie 1 pokrewne (art. 78 1 79), po drugie uprawniona nie
wykazata, aby byla tworca opakowania, ktore jak si¢ wydaje ma podlega¢ ochronie
prawnoautorskiej, po trzecie uprawniona nie wykazata, aby obowigzana naruszyta

jakiekolwiek prawa przystugujace uprawnionej z ustawy o prawach autorskich 1 pokrewnych.

Po czwarte uprawniona wskazywata, ze obowigzana naruszyla rowniez art. 10, 13, 14

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Niemniej wbrew twierdzeniom uprawnionej, obowigzana nie naruszyta art. 10 uznk.
Uprawniona nie przedstawita jak dowodu w postaci opakowania ani tez saszetki produktu

obowigzanej, dlatego tez Sad bazowat jedynie na dwodch zdjeciach zamieszczonych w tresci
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wniosku (k. 10-11). Uprawniona zarzucajgc naruszenie ww. przepisu wskazata, ze
obowigzana skopiowala w swoim produkcie cechy charakterystyczne, ktore jako pierwsza
wprowadzila do obrotu uprawniona. Niemniej ochronne przed nasladownictwem wprowadza
art. 13 uznak, a nie art. 10 uznak, ktory chroni przed oznaczaniem towaréw lub ustug albo
jego brak, ktore moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do pochodzenia, ilo$ci, jakosci,
sktadnikow, sposobu wykonania, przydatno$ci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towarow albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie
wigze si¢ z korzystaniem z nich. Czynem nicuczciwej konkurencji jest rowniez wprowadzenie
do obrotu towaréw W opakowaniu mogacym wywola¢ skutki okre§lone w ust. 1, chyba ze
zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. Zatem wobec
braku twierdzen uprawnionej w tym zakresie, przepis nie miat on zastosowania w niniejszej

sprawie.

Odno$nie natomiast do naruszenia art. 13 uznk, to czynem nieuczciwej konkurencji
jest nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za pomoca technicznych
srodkow reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢
klientow w blad co do tozsamos$ci producenta lub produktu. W tym wypadku obowigzkiem
uprawnionej bylo wykazanie nie tylko tego, ze wyroby obowigzanej nasladujg produkty
uprawnionej, ale i tego, ze moze to wprowadzi¢ klientéw w btad co do tozsamosci producenta
lub produktu. Istnienie takiego niebezpieczenstwa nie zostalo jednak wykazane. Ze zdje¢é
przedstawionych przez uprawniong wynika, ze produkt obowigzanej byl opatrzony nazwa
produktu ,,Laktofem”, ktéra wbrew opinii uprawnione, roznila si¢ znacznie od nazwy
uzywanej przez uprawniong ,Femaltiker”. Wprawdzie podobna byla kolorystyka obu
produktow: ciemna z6I¢ 1 braz, to jednak oba produkty rdéznita si¢ ksztattem opakowania —
Femalitiker ksztalt protokata, Laktofem ksztalt kwadratu — a takze zdjgciem na przedniej
$cianie opakowania produktu — Femaltiker zblizenie na dziecko ssace piers, Laktofem
pokazana kobieta, na ktorej lezy dziecko ssace piers. W tej sytuacji, uwzgledniajac
przedstawione powyzej roznice, uzna¢ nalezalo, Zze uprawniona nie uprawdopodobnita
zaistnienia ryzyka wprowadzenia nabywcow w blad co do tozsamosci producenta lub

produktu.

Przechodzac natomiast do naruszenie art. 14 uznk, to uprawiona nie wyjasnita
bynajmniej w jaki sposob obowigzana miala naruszy¢ tenze przepis. Uprawniona wskazat

jedynie, ze naruszenia dopatruje si¢ w tym, ze obowigzana ,,wprowadzita produkt Laktofem do
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obrotu na terytorium bezposredniej konkurencji dla produktu mojego Mocodawcy W rzeczywistosci
miat miejsce w celu przysporzenia korzysci majatkowej. Swiadczy o tym bezposredni zakup produktu
w Aptece (...) w K. , na dowdd czego Uprawniona przedstawia skan paragonu”. Jednak art. 14 uznk
traktuje o rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o
swoim lub innym przedsi¢biorcy albo przedsigbiorstwie, w celu przysporzenia korzysci lub
wyrzadzenia szkody. Z kolei sam fakt wejscia przez konkurenta na rynek, ktéry byt wczesniej

zajety wylacznie przez uprawniong nie spetnia bynajmniej dyspozycji ww. przepisu.

Po piagte, wbrew twierdzeniom Uprawnionej zastosowania W sprawie nie ma ustawa
z 23 sierpnia 2007 r. 0 przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym, gdyz zgodnie
Zart. 13 ww. ustawy z roszczeniem na jej podstawie moze wystgpi¢ konsument, ktorego
interes zostal zagrozony lub naruszony, tj. osoba fizyczna dokonujaca z przedsigbiorca
czynno$ci prawnej niezwigzanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa
(art. 22* k.c.). Zatem tez uprawniona nie ma legitymacji czynnej do dziatania w ramach

wskazanej ustawy.

Nadto Sad uznat - w zakresie sposobu zabezpieczenia wskazanego w pkt 1-3 wniosku
0 zabezpieczenie — ze zabezpieczenie jest nadmierne i zbyt szeroko okreslone. Postuzenie si¢
przez uprawniong zwrotem ,innych postaci tych produktéw oraz innych produktow
nasladujacych formute”(pkt 1, 3), ,,innych produktéw nasladujacych posta¢ zewnetrzng” (pkt
2, 3), jest niedostatecznie precyzyjne i w rzeczywistosci przerzuca na inne organ egzekucyjny
ocen¢ tego co oznacza ,nasladujacych formute/posta¢ zewnetrzng”. Zdaniem Sadu w tresci
wniosku powinna by¢ zawarta wyrazne, precyzyjne oznaczenie objetych zakazem, tak aby
niemozliwe bylo wykonanie orzeczenia tylko w pewnym zakresie, z tych wzgledéw nieostry

ww. zwrot uzna¢ nalezy za nieodpowiedni.

W zwigzku z powyzszym Sad orzekt, jak w sentencji.



